Sygn. akt XXIl GWz 35/20

POSTANOWIENIE

Dnia 5 listopada 2020 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat Wiasnosci Intelektualnej
w sktadzie:
Przewodniczacy: sedzia SO Beata Piwowarska
Sedziowie SO Agnieszka Matlak, Marian Kociotek
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 listopada 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku Fundaciji I
z siedziba w Krakowie

z udziatem Stowarzyszenia K z siedzibag

w Krakowie
0 udzielenie zabezpieczenia roszczen

na skutek zazalenia obowigzanego od postanowienia czesciowego wydanego 1 wrzesnia 2020 roku

postanawia: zmieni¢ zaskarzone postanowienie w ten sposob, ze oddali¢ wniosek Fundacji | z

siedzibg w Krakowie o udzielenie zabezpieczenia roszczen niepienieznych.

SSO Agnieszka Matlak SSO Beata Piwowarska SSO Marian Kociotek



Sygn. akt XXIl GWz 35/20

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 1 wrzesnia 2020 r. w sprawie sygn. akt XXl GWo 50/20 Sad
Okregowy w Warszawie udzielit zabezpieczenia roszczen Fundacji | z siedzibg w Krakowie [dalej
takze jako ,Fundacja’] wzgledem Stowarzyszenia K z siedzibg w Krakowie [dalej takze jako

~Stowarzyszenie”]:

I.1. 0o zaniechanie naruszenia praw Fundacji do programu komputerowego stuzgcego do obstugi baz
danych jej darczyncéw i nakazanie zaniechania korzystania z tego oprogramowania, w tym jego
zwielokrotniania oraz upubliczniania w jakiejkolwiek formie i za pomoca jakichkolwiek $rodkéw

dokonywania zmian oraz rozpowszechniania kopii oraz

I.2. 0 nakazanie wydania Fundacji wszelkich posiadanych egzemplarzy tego programu komputerowe-

go przez Stowarzyszenie

poprzez: nakazanie Stowarzyszeniu zaniechania trwatego oraz czasowego zwielokrotniania programu
komputerowego stuzgcego do obstugi baz danych darczyncow w jakiejkolwiek formie i za pomocg
jakichkolwiek $rodkéw, zaniechania dokonywania przystosowania, zmiany uktadu lub innej zmiany

programu komputerowego oraz zaniechania rozpowszechniania kopii programu komputerowego;

Il. 0 zaniechanie naruszenia praw Fundacji do pobierania danych z bazy danych darczyricow Fundac;ji
i nakazanie zaprzestania pobierania danych z bazy danych darczyncow, w szczegoélnosci zaniechania
kierowania korespondencji do darczyncéw przy wykorzystaniu danych z bazy danych darczyncéw
Fundaciji oraz ich wtérnego wykorzystania i nakazanie wydania bazy danych Fundacji znajdujacej sie

W posiadaniu Stowarzyszenia

poprzez: nakazanie Stowarzyszeniu zaniechania pobierania danych z powyzszej bazy danych oraz
korzystania z nich, w szczegodlnosci nakazanie zaniechania kierowania korespondencji do darczyhcow

przy wykorzystaniu danych z bazy danych darczyncéw Fundaciji;

lll. o usuniecie skutkéw naruszenia praw Fundacji do pobierania danych z bazy danych darczyhcow

Fundaciji poprzez:

- nakazanie trwatego usuniecia przez Stowarzyszenie wszelkich informacji pobieranych z bazy danych

Fundaciji oraz

- nakazanie wydania wszelkich egzemplarzy baz danych powstatych w wyniku statego lub czasowego
przeniesienia catosci lub istotnej czesci bazy danych Fundacji na inne nosniki z naruszeniem praw

Fundaciji



poprzez: zakazanie Stowarzyszeniu dokonywania czasowego lub statego przenoszenia catosci lub

istotnej czesci bazy danych Fundacji na inne nosniki przez okres trwania zabezpieczenia;

IV. o ustalenie niewaznosci umowy z dnia 18 stycznia 2019 r. zawartej pomiedzy Fundacjg a
Stowarzyszeniem, przenoszgcej prawa ochronne na zarejestrowane znaki towarowe:

- graficzny, prawo ochronne udzielone przez Urzad Patentowy RP pod numerem R-172786,

- stowny, prawo ochronne udzielone przez Urzgd Patentowy RP pod numerem R-177027,

- graficzny, prawo ochronne udzielone przez Urzad Patentowy RP pod numerem R-172784,

- stowny, prawo ochronne udzielone przez Urzad Patentowy RP pod numerem R-172965,

- stowny, prawo ochronne udzielone przez Urzad Patentowy RP pod numerem R-172964,

- stowno-graficzny, prawo ochronne udzielone przez Urzad Patentowy RP pod numerem R-240332,

- stowny, prawo ochronne udzielone przez Urzad Patentowy RP pod numerem R-241997,

- stowny, prawo ochronne udzielone przez Urzad Patentowy RP pod numerem R-281473,

- stowno-graficzny, prawo ochronne udzielone przez Urzad Patentowy RP pod numerem R-281474

- stowny, prawo ochronne udzielone przez Urzad ds. Wtasnosci Intelektualnej Unii Europejskiej
(EUIPO) pod numerem EUTM 012225025;

- stowno-graficzny, prawo ochronne udzielone przez Urzad ds. Wiasnosci Intelektualnej Unii
Europejskiej (EUIPO) pod numerem EUTM 012225066; (tgcznie” ,Znaki Towarowe Fundacji’)

poprzez: zakazanie Stowarzyszeniu:

- zbywania,

- obcigzania,

- udzielania licencji, oddania w dzierzawe,

- podejmowania jakichkolwiek czynnosci faktycznych i prawnych, w tym wnioskowania o dokonanie
jakichkolwiek zmian w odnosnych rejestrach znakéw towarowych prowadzonych przez Urzad

Patentowy RP oraz EUIPO, majacych za przedmiot Znaki Towarowe Fundaciji.

Sad zagrozit Stowarzyszeniu K. nakazaniem zaptaty na rzecz Fundac;ji I. kwoty 10.000 zt za:

- kazdy dzien naruszenia obowigzku natozonego postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia, o
ktérym mowa w punkcie llla,

- kazdy przypadek naruszenia obowigzku natozonego postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia, o

ktérym mowa w punktach la, lla, IVa.

Sad w zasadniczej mierze uwzglednit wniosek ztozony 12 sierpnia 2020 r. ze wskazaniem
jako jego podstaw prawnych przepisow art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c. i art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 11a ust. 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie

baz danych oraz art. 189 k.p.c.

W wyznaczonym przez Sad terminie Fundacja |. z siedzibg w Krakowie wystgpita przeciwko
Stowarzyszeniu K. z siedzibg w Krakowie z powddztwem obejmujgcym zabezpieczone roszczenia.
Sprawa toczy sie pod sygn. akt XXIl GW 104/20.



Stowarzyszenie K. z siedzibg w Krakowie zaskarzyto w catosci postanowienie z 1 wrzesnia
2020 r. Sad nie uwzglednit jego wnioskéw o zmiane orzeczenia w trybie art. 395 § 2 k.p.c. ani o

wstrzymanie jego wykonania.

Obowigzany podniést liczne zarzuty, Sad nie uznal jednak za celowe dokonywania
szczegbtowej oceny zasadnosci ich wszystkich, koncentrujgc sie na tych kwestiach, ktére prowadzity
do zmiany zaskarzonego postanowienia i odmowy udzielenia zabezpieczenia roszczen nie-

pienieznych Fundaciji I..

W ocenie Sagdu Okregowego zazalenie obowigzanej zastugiwato na uwzglednienie w tej
czesci, w jakiej zmierzato do zmiany zaskarzonego postanowienia i oddalenia wniosku o

udzielenie zabezpieczenia. (art. 386 § 1 w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.)

Sad zwazyk

Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw do programu komputerowego i baz
danych udziela sie na zasadach ogélnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w
kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, przed wszczeciem
postepowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730" k.p.c., wniosek powinien zawieraé
uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje
wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia

lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby
uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzaé ponad potrzebe.
(art. 730 § 3 k.p.c.) Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. przez zajecie
ruchomosci - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela
zabezpieczenia w taki sposob, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wylgczajgc
sposobdw przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sad moze

unormowac prawa i obowigzki stron na czas trwania postepowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Zabezpieczenie nie moze zmierza¢ do zaspokojenia roszczenia, chyba ze ustawa stanowi
inaczej. (art. 731 k.p.c.) Przepisu tego nie stosuje sie w odniesieniu do zabezpieczenia roszczen
niepienieznych, gdy jest to konieczne dla odwrécenia grozgcej szkody lub innych niekorzystnych dla

uprawnionego skutkéw. (art. 755 § 2" k.p.c.)

W przekonaniu Sadu nie zastuguje na uwzglednienie zarzut I.1. - braku po stronie
uprawnionej organu powotanego do reprezentowania Fundacji, w ktérej imieniu dziata nalezycie
umocowany petnomocnik. Przekonujg o tym dokumenty przedstawione przez uprawniong. Za zbyt
daleko idgce w ocenie skutkéw procesowych nalezy uznaé¢ podwazanie skutecznosci podejmowanych
w tym zakresie uchwat. Postepowanie moze sie zatem toczy¢ z udziatem Fundac;ji . , bez koniecznosci
jego zawieszenia na zasadzie art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. Nie istniejg takze podstawy do odrzucenia

whniosku. (a contrario art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.)



Stuszny jest zarzut 1.2. nieprawidtowego sformutowania przysztych roszczen zawartych
w punktach 1.-V., a takze sposobéw ich zabezpieczenia. Nalezy dodatkowo wskaza¢, ze wniosek
zawiera liczne btedy jezykowe, ktére utrudniajg jego wiasciwe zrozumienie, a ktére nie zostaty

usuniete przez Sad w zaskarzonym postanowieniu, w granicach art. 321 k.p.c.

Dla okres$lenia przedmiotéw ochrony, nakazow i zakazéw (takze tymczasowych) Fundacja
postuguje sie ogolnym pojeciem ,programu komputerowego stuzgcego do obstugi baz danych
darczyncow Fundacji” (,oprogramowania”) oraz ,bazy danych darczyncéw Fundacji’. W zaden sposéb
ich nie definiuje, nie okresla ich cech, zawartosci, charakteru. W efekcie nie jest mozliwe stwierdzenie
jakich programu komputerowego i bazy danych dotyczg przyszie roszczenia. Nie mozna uzna¢ za
wystarczajgcg préby opisu cech bazy danych ,darczyncéw Fundacji” zawartej w motywach wniosku.
Tego rodzaju brak wyklucza a limine mozliwos¢ udzielenia zabezpieczenia przysztych roszczen
odnoszgcych sie do nieskonkretyzowanych, nienadajgcych sie do egzekucji sankcji zakazowych i

nakazowych.

Co wiecej w aktach brak jest dowodu na to, ze w ogdle mamy do czynienia z programem
komputerowym i bazg danych podlegajgcymi ochronie, odpowiednio na podstawie przepiséw art. 74 i
nast. ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 11 ust. 1 pkt 1i2 w
zw. z art. 6 ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (art. 11a zostat prawdopodobnie

powotany omytkowo, przepis ten nie reguluje bowiem zabezpieczenia roszczen).

Uprawniona nie uprawdopodobnita, ze Stowarzyszenie korzysta w sposdb stanowigcy
naruszenie z jej oprogramowania i bazy danych. Nie mozna zatem uznac, ze przyszie roszczenia
sformutowane w punktach 1.-V. zostaty nalezycie uprawdopodobnione. Takze z tej przyczyny wniosek
podlega¢ musiat oddaleniu. (a contrario art. 730" k.p.c.)

Zasadnicze zastrzezenia Sgdu budzg ponadto sposoby zabezpieczenia tych roszczen —
niejasne, nadmiernie ogdlne i nieegzekwowalne. Na podstawie udzielonego zabezpieczenia organ
egzekucyjny nie ma mozliwosci stwierdzenia, czy w konkretnej sytuacji Stowarzyszenie bezprawnie

korzysta z oprogramowania i danych ujetych w liczacej przeszto 2 miliony rekordéw bazie Fundaciji.

Wbrew zasadzie z art. 731 k.p.c. wnioskowane sposoby zabezpieczenia zmierzajg do
zaspokojenia roszczen Fundacji w sytuacji, gdy uprawniona nie wykazata, ze jest to konieczne dla
odwrocenia grozacej jej szkody lub powstania innych niekorzystnych dla niej skutkéw. (art. 755 § 2*

k.p.c.) W tym zakresie za stuszne uzna¢ nalezy zarzuty 1.3.a, b. oraz 1.8.

W odniesieniu do przysziego roszczenia z pkt VI. o oddaleniu wniosku zawazyto nie-
uprawdopodobnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. (a contrario art. 730"
k.p.c.) Na stronie 52. uzasadnienia wniosku stwierdzono, ze udzielenie zabezpieczenia jest konieczne
dla zapewnienia skutecznosci orzeczenia stwierdzajgcego niewaznos¢ umowy zawartej 18 stycznia
2019 r. Nieudzielenie zabezpieczenia sprowadza realne ryzyko zbycia przez obowigzang znakow
towarowych objetych umowg lub podjecia czynnosci administracyjno-prawnych zmierzajgcych do

zrzeczenia sie praw wytgcznych lub nieuiszczenia optaty za kolejny okres ochrony.



Motywy wniosku wskazujg na wole Fundacji zachowania praw i rzeczywistego ich uzywania
znakow towarowych w przynaleznych im funkcjach. Tymczasem z zaoferowanego materiatu dowodo-
wego nie wynika, ze formalne prawa sg przez Fundacje |. faktycznie realizowane, ze korzysta ona z
objetych umowg znakéw. Co wiecej, uprawniona nie przedstawia zadnego dowodu na to jaki jest

status znakéw towarowych po uptywie kilkunastu miesiecy po dacie ich zbycia obowigzane;.

Za stuszne uzna¢ wiec nalezy zarzuty I.3.c. i 1.6.

Rozstrzygajgc o zabezpieczeniu roszczenia z pkt. VI. Sad nie skorzystat z mozliwosci
zasiegniecia w bazach urzeddéw rejestracyjnych informacji o podmiotach aktualnie uprawnionych do
krajowych i unijnych znakéw towarowych. (art. 228 § 2 k.p.c.) Tymczasem, jak wynika z dowoddéw
zatgczonych do zazalenia, w dacie wydania zaskarzonego postanowienia Stowarzyszenie K. i nie
byto juz wlascicielem objetych umowg znakéw towarowych Unii Europejskiej zarejestrowanych pod
numerami 012225025 i 012225066 ani krajowych znakéw towarowych R.281473 i R.281474, do
ktérych prawa zostaty przeniesione 14 stycznia 2020 r. na rzecz dotychczasowego licencjobiorcy -
Fundacji | na R z siedzibg w Warszawie. Jak wynika z bazy Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej o zmianie uprawnionego do znakéw nr nr 012225025 i 012225066 opublikowano 15

kwietnia 2020 r. Natozone na Stowarzyszenie tymczasowe obowigzki nie mogg by¢ zatem wykonane.

Skarzgca wskazata rowniez na fakt wystgpienia przez Fundacje do Urzedu Patentowego RP z
wnioskami o stwierdzenie wygasniecia praw do szesciu z objetych umowg znakéw towarowych:
R.172784, R.172786, R.172964, R.172965, R.177027 i R.241997. Dazenie do stwierdzenia utraty
praw na skutek nieuzywania znakoéw towarowych przemawia za uznaniem, ze Fundacja nie jest
zainteresowana korzystaniem z nich. Podwaza to jej teze o istnieniu interesu prawnego w uzyskaniu

zabezpieczenia.



